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Patentoinnin edellytyksena on, etta keksinto on uusi ja eroaa olennaisesti ennestaan 
tunnetusta tekniikasta (PL 2 §) . Patentoitavissa olevaksi keksinnoksi ei kuitenkaan 
katsota pelkastaan suunnitelmaa alyllista toimintaa varten (PL 1 §) . Se, mille 
patenttia haetaan, ilmoitetaan PL 8 §:n mukaan tasmallisesti ilmaistuna itsenaisissa 
patenttivaatimuksissa . 

Tata tarkennetaan PM 11 §:ssa, jonka mukaan patenttivaatimuksessa ilmaistaan ne 
piirteet, jotka ovat valttamattomat aiotun vaikutuksen aikaansaamiseksi . 
Patenttivaatimus, jossa esitetaan ainoastaan aiottu vaikutus, on toivomusluonteinen 
eika ole hyvaksyttavissa . 

KEKSINTO • ' y { * 

H a k e m u s kd hdi s.t u u ^ menetelmaan, tietokoneohjelmaan seka 

tietb j enkasittelyj.ar j es-telmaan tietueitten sisaltamien tietojen vastinparien 
loytamiseksi r e f e r e n ssi .jou kosta. Vaatimuksen 1 mukaisessa menetelmassa : 
■- maarataan tie t.uee s s a : ' ,t unni s t een sisaltavan tietokentan arvo, 

- maarataan 'datakehtap^ arvolie ainakin yksi synonyymikandidaatti ennalta 
kiinnitetysta tuhnisteiden j.pu kosta 

maarataan, taytiaako\synonyymikandidaatti datakentan arvoon verrattuna ennalta 
kiinnitetyn hyvaksymisehdqn, j a^ mikali tama hyvaksymisehto tayttyy, liitetaan 
datakentan arvo ja syndpyymikandidaatti toistensa synonyymeiksi , 

- .. etsitaan tietueen' vastine' vertaamalla datakentan arvoa tai siihen liitettya 
synonyymia ref erenssidata j oukkoon. 

Jar j estelm^vaatimus 2 6 kasittaa'' vilineet menetelmavaatimuksen 1 mukaisen menetelman 
toteuttamiseksi . .. . ..' 

Vaatimus 24 koslcee; tietokoneohj elmaa, joka sisaltaa oh j elmalliset valineet 
menetelmavaatimus'ten mukaisen menetelman toteuttamiseksi . 

MUODOLLISET . PUUTTEET ." J' 

Vaatimusasetelma ei ole suomalaisen kaytannon mukainen (PL 8 §, PL 1 §) . 

Patenttivaatimus 1 on ■• PL 8 §:n vastainen. Patenttivaatimuksessa 1 ilmaistaan 
ainoastaan tavoite, jonka mukaan vastinetta etsittaessa edetaan systemaatt isesti . 
Nykyisessa muodossaan vaatimus on PL 1 §:n mukainen suunnitelma alyllista toimintaa 
varten (pelkastaan) . Esimerkiksi se, etta kaytetaan etukateen kiinnitettya 
hyvaksymisehtoa, ei maarittele PM 11 §:n mukaista valttamatonta piirretta aiotun 
vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttaa tietoa siita, mika 
kaytetty saanto on. .Tama maarittaa myoskin piirteen, jonka perusteella vaatimuksen 
patentoitavuuden tutkiminen on mielekasta; se, etta paatos ylipaansa tehdaan jotain 
systemaattista menettelya kayttaen, ei maarita.. 
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Vaatimuksessa 2 synonyymikandidaatt i valitaan kayttaen valintakriteeria, joka 
riippuu ainakin tietokentan arvosta ja synonyymikandidaatista . Vaatimuksessa on 
ilmeisesti painovirhe, koska nykyisessa muotoilussa menetelma synonyymi kandidaatin 
valitsemiseksi riippuu ( valittavasta ) synonyymikandidaatista. Joka tapauksessa 
vaatimus ei ole, oleellisesti samoin perusteluin kuin edellisessa kappaleessa, PL 
8 §:n mukainen. 

Sama huomautus patee vaatimukseen 3: menetelmavaatimuksessa tulee ilmoittaa tapa, 
jolla samanlaisuus otetaan huomioon. Se, etta samanlaisuus otetaan huomioon, on 
jalleen haiuttu vaikutus, ei PM 11 §:n mukainen valttamaton piirre vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. Vaatimuksen mukaista menetelmaa soveltaessaan kayttaja naet 
valitsee parhaaksi katsomansa menettelyn vaikutuksen aikaansaamiseksi. Taman vuoksi 
vasta kayttajan valitsema menettely on PM 11 §:n mukainen "valttamaton piirre". 

Samankaltainen huomio patee vaatimuksiin 4-7. Esimerkiksi vaatimuksessa 7 esitetaan, 
etta menetelma ottaa huomioon tietyt seikat, mutta ei maaritella, milla tavoin, mika 
tekee vaatimuksen samalla tavoin toivomusluonteiseksi kuin vaatimukset 1-3, kuten 
ylla on kuvattu. 

Vasta vaatimuksessa 8 maaritellaan menettely synonyymikandidaatin ja tietokentan 
samankaltaisuuden mittaamiseksi . Menettely, jolla synonyymikandidaatti "maarataan", 
jatetaan kuitenkin edelleen avoimeksi . 

Vaatimukset 9-20 ovat samalla tavoin toivomusluonteisia kuin vaatimukset 1-3. 

Mita edella on sanottu vaatimu.ksista 1-20, patee myos vaatimuksiin 21-23. 
Vaatimukset ovat toivomusluonteisia, koska ne perustuvat "ennalta maaratyn 
hyvaksymiskriteerin kayttoon" ilman, etta tasmennetaan, mika tama kriteeri on. 

Jar j estelmavaatimukset 26-28 ovat PL 8 §:n vastaisia, koska vastaavat 
menetelmavaatimukset ovat . Jarjestelma ei talloin tule maaritellyksi toiminnallisena 
kokonaisuutena . " : v i' 

Sama huomautus patee oh j v elma vaatimuksiin 24-25. Lisaksi viittaus vaatimuksiin 1-23 
ei' pie hyvaksyttavissa/- koska vaatimukset 1 ja 21 ovat itsenaisia. Oikein olisi 
viitata vaatimuksMn" .1-20 *j.a- 21-2 3 erillisissa oh j elmavaatimuksissa . 

• * \ 
UUTUUSTUTKIMUS -• ' *\ X \ 

Uutuustutkimus on tehty huolrmatta siita, etta vaatimukset eivat kohdistu PL 1 §:n 
ja PL 8 §:n mukaan patehtoitayissa olevaan keksintdon. Viite j ulkaisuj en vertailu on 
tehty . selitysosan -suoritusmuodois^.ta paateltyyn yleiseen tekniikan tasoon. 

' . - • V \ " s ■■ ; -j " ' i 

" Kansainvalisesta hakemus'julkaisu^ta WO 03/012679 A (IBM), julk. 13.2.2003, tunnetaan 
jarjestelma synonyymikandidaatin luomiseksi. Hakemuksesta on j apaninkielisen 
hakemus julkaisun ohella f kaytossa ainoastaan englanninkielinen tiivistelma. 
Tiivistelmateksti ;vastaa / vaatimuksen 1 kahden ensimmaisen kohdan sisaltoa 
kasiteltavana \ ofevassa hakemuksessa . Jo se, etta viitejulkaisussa puhutaan 
"kandidaatista''/. pitaa sisailaan sen, etta kandidaatin hyvaksyttavyys on viela 
tarkistettava, kuten kasiteltavana olevassa hakemuksessa vaatimuksen 1 kolmannessa 
kohdassa tehdaan. Mikali kand'idaatti lapaisee synonyymisyystest in, suoritettiinpa 
tama testi miten hyvansa, • kandidaatista tulee tietueen arvon synonyymi. Vaatimuksen 
viim'eisessa kohdassa* tietohaku tehdaan tietueen arvon ja sen synonyymin avulla. Tama 
puolestaan on i.lmeista j6 synonyymi-kasitteen maaritelman perusteella. 

Vaatimus 1 on siis jo pelkkiin maaritelmiin perustuen ilmeinen myos pelkastaan 
suunnitelmana alyllista toimintaa varten. Vasta synonyymisyystesti itsessaan tai 
tehtavan tiedonhaun yksityiskohdat voisivat antaa vaatimukselle epatriviaalin 
sisallon. 

Hakemuksessa esitettya vastaava '"menettely tietokanto j en valilla on esitetty 
amerikkalaisessa patentti julkaisussa US 5210868 A (Hitachi), julk. 11.5.1993 ( kuva 
5; tiivistelma; palsta 2, rivit 3-49) . 
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Hakijalle huomautetaan myos seuraavista patentti julkaisuista : US 5551049 A (Xerox), 
julk. 27.8.1996 ja US 5649221 A (Crawford), julk. 15.7.1997. 



YHTEENVETO 

Vaatimusasetelma kohdistuu pelkastaan suunnitelmaan alyllista toimintaa varten. 

Hakemuksen itsenaisissa vaat imuksissa maaritelty suunnitelma alyllista toimintaa 
varten on ilmeinen kaytettyjen sanojen merkityksen perusteella. 

Suoritetun uutuustut kimuksen perusteella nayttaa ilmeiselta, etta myoskaan 
selitysosan suoritusmuoto j en perusteella ei ole muodostettavissa hyvaksyttavissa 
olevaa vaatimusasetelmaa . 

Hakemus ei ole hyvaksyttavissa (PL 1 §, PL 8 §) . 

Mikali hakemuksen kasittelya halutaan jatkaa, hakijaa pyydetaan toimittamaan uudet 
patenttivaatimukset , joissa on otettu huomioon tut kimuksessa esille tullut tekniikan 
taso seka vaatimusten muotoa kohtaan esitetyt huomautukset . Itsenainen 
pat enttivaatimus tulee laatia siten, etta vaatimuksen johdannossa esitetaan 
keksinnosta ne seikat, jotka edustavat tekniikan tasoa, ja tunnusmerkkiosassa 
maaritellaan se, mika keksinnossa on uutta ja omalaatuista (patenttiasetus 14 §, 
patenttimaaraykset 10 §) . 

Patenttivaatimuksia muokattaessa on pidettava mielessa, etta niita ei saa muuttaa 
siten, etta ne tulevat sisaltamaan sellaista, mika ei ilmene hakemuksen 
perusasiakir j asta . Jos patenttivaatimuksia muutetaan siten, etta ne tulevat 
sisaltamaan uusia maaritteita, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mista 
vastaavat seikat ovat loydettavissa perusasiakir j asta (patenttiasetus 19 §). 

S.elitys, I vaatimukset ja tiivistelma seka kuvatekstit tulee samalla toimittaa 
virastoon suomeksi tai ruotsiksi kaannettyna. Tiivistelma tulee toimittaa virastoon 
mo 1-emmi 1 1 a kotima i si 1-1 a* m kie 1 e 1 1 a . 
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Lausumanne huomautusten johdosta on annettava viimeistaan yllamainittuna maarapaivana . 
Jollette ole antanut lausumaanne virastoon viimeistaan mainittuna maarapaivana tai ryhtynyt 
toimenpiteisiin tassa valipaatoksessa esitettyjen puutteellisuuksien kor j aamiseksi , jatetaan 
hakemus sillensa • (patenttilain 15 §) . Sillensa jatetty hakemus otetaan uudelleen 
kasiteltavaksi, jos Te neljan kuukauden kuluessa maarapaivasta annatte lausumanne tai ryhdytte 
toimenpiteisiin esitettyjen puutteellisuuksien kor j aamiseksi ja samassa ajassa suoritatte 
vahvistetun uudelleenkasittelymaksun . Jos lausumanne on annettu virastoon oikeassa ajassa, 
mutta esitettyja puutteellisuuksia ei ole siten korjattu, etta hakemus voitaisiin hyvaksya, 
se hylataan, mikali virastolla ei ole aihetta antaa Teille uutta valipaatosta (patenttilain 
16 §) . Uusi keksinnon selitys, siihen tehdyt lisaykset ja uudet patenttivaatimukset on aina 
jatettava kahtena kappaleena ja talloin on otettava huomioon patenttiasetuksen 19 §. 

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusmlnisterion antamaan asetukseen 1027/2001 Patentti- ja 
rekisterihallituksen maksullisista suorittelsta muutoksineen . 
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VHTEJULKAISUT 


Kategoria*) 


Julkaisun tunnistetiedot ja tiedot sen olennaisista kohdista 


Koskee 
vaatimuksia 


X 


WO 03012679 A (IBM), julk. 13.2.2003; abstract 




X 


US 5210868 A (Hitachi), julk. 1 1.5.1993; kuva 5; tiivistelma; palsta 2, rivit 3-49 




A 


US 5551049 A (Xerox), julk. 27.8.1996 




A 


US 5649221 A (Crawford), julk. 15.7.1997 




Jatkuu seuraavalla sivulla j J 


*) X Julkaisu, jonka pemsteella keksinto ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta. 

Y Julkaisu, jonka perusteella keksinto ei eroa olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta, kun otetaan huomioon tama ja yksi tai useampi 
samaan kategoriaan kuuluva julkaisu yhdessa. 
A Yleista tekniikan tasoa edustava julkaisu. 

> 

O Tullut julkiseksi esitelman valityksella, hyvaksikayttamalla tai muutoin muun kuin kirjoituksen avulla. 
. P Julkaistu ennen hakemuksen tekemispaivaa mutta ei ennen aikaisinta etuoikeuspaivaa. 

T Julkaistu hakemuksen tekemispaivan tai etuoikeuspaivan jalkeen ja valaisee keksinnon periaatetta tai teoreettista taustaa. j 
E Aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyodyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi hakemuksen tekemispaivana 
(etuoikeuspaivana) tai sen jalkeen. 
D Julkaisu, joka on mainittu hakemuksessa. 

L Julkaisu, joka kyseenalaistaa etuoikeuden, osoittaa toisenjulkaisun julkaisupaivamaaran tai johon viitataan jostakin muusta syysta. 
& Samaan patenttiperheeseen kuuluva julkaisu. 


Lisatietoja liitteessa ^ 


Paivays 
12.2.2004 


Tutkij ainsinoori 
Oili-Pekka Piirila 
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Patenttivaatimukset nro 1 -28 

eivat ole olleet tutkimuksen kohteena, koska ne eivat ole hyvaksyttavissa patenttilain 1 §:n nojalla. 
Tarkempi perustelu: 

Vaatimukset 1-28 koskevat suunnitelmaa alyilista toimintaa varten. Vaatimuksissa ilmaistaan ainoastaan 
tavoite vastineen etsimisesta systemaattiseila tavaila kuvaamatta itse tapaa, jolla vastine tosiasiallisesti 
etsitaan. Tama tekee vaatimuksista toivomusluonteisen ja sellaisena PL 8 §:n ja PL 1 §:n vastaisen. 

Viitejulkaisuja ei taman vuoksi ole kohdistettu vaatimuksiin, vaan selitysosan perusteella paateltavissa olevaan 
tekniikkaan. Viitejulkaisun X-luokitus kertoo talioin, etta selitysosan perusteeiia paateitavissa olevan iekniikan 
perusteella ei todennakoisesti ole muodostettavlssa vaatimusasetelmaa, joka ollsi hyvaksyttavissa. 



□ 



Patenttivaatimukset nro 

eivat ole olleet tutkimuksen kohteena, koska ne ovat liian laajat, epaselvat tai monimutkaiset (patenttilaki 8 §). 
Tarkempi perustelu: 



